VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBi 
AUF DEM GEBIET DES PATENT^jpENS 



LIT 



EN 



Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHORDE 



An 

SCHWARZ PHARMA AG 
z.H. Schacht, D. W. 
Alf red-Nobel-Strasse 10 
4 0789 Monheim 
GERMANY 


MITTEILUNG UBER DIE UBERM1TTI ill II pgQ _ 
INTtRNATIONALEN RECHERCHENBERICHTS 
ODER DER ERKLARUNG 

(Regel44.1 PCT) 


Absendedatum 

(TagMonat/Janr) Q2/02/2004 


Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
P/Brt/I/5/02 


WEITERES VORGEHEN slehe Punkte 1 und 4 unten 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP 03/08348 


Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jato) 2 9/07/2003 


Anmelder 

SCHWARZ PHARMA AG 



1 . \xl Dem Anmelder wird mitgeteilt, daB der internationale Recherchenbericht erstellt wurde und ihm hiermit ubermittelt wird. 

Einreichung von Anderungen und einer Erklarung nach Artike! 19: 

Der Anmelder kann auf eigenen Wunsch die Anspriiche der internationalen Anmeldung andern (siehe Regel 46): 

Bis wann sind Anderungen einzureichen? 

Die Frist zur Einreichung solcher Anderungen betrSgt ublicherweise zwei Monate ab der Obermittiung des 
internationalen Recherchenberichts; weitere Einzelheiten sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen. 

Wo sind Anderungen einzureichen? 

Unmittelbar beim Internationalen Buro der WIPO, 34, CHEMIN des Colombettes, CH-121 1 Genf 20, 
Telefaxnr.: (41-22) 740.14.35 

Nahere Hinweise sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen. 

2. rn Dem Anmelder wird mitgeteilt, da3 kein intemationaler Recherchenbericht erstellt wird und daf3 ihm hiermit die Erklaruno nach 

Artikel 17(2)a) ubermittelt wird. 



□ 



Hinsichtlich des Widerspmchs gegen die Entrichtung einer zusStzlichen Gebuhr (zusfitzlicher Gebuhren) nach Regel 40 2 wird 
dem Anmelder mitgeteilt, daB 

I I der Widerspruch und die Entscheidung hieruber zusammen mit seinem Antrag auf Obermittiung des Wortlauts sowohl des 
1 — 1 Widerspruchs als auch der Entscheidung hieruber an die Bestimmungsamter dem Internationalen Buro ubermittelt worden 
sind. 



□ 

Weiteres Vorgehen 



noch ketne Entscheidung uber den Widerspruch voriiegt; der Anmelder wird benachrichtigt, sobald eine Entscheidung 
getroffen wurde. 



Der Anmelder wird auf folgendes aufmerksam gemacht: 



Kurz nach Ablauf von 18 Monaten seit dem Prioritatsdatum wird die internationale Anmeldung vom Internationalen Buro ver6ffent- 
licht. WN| der Anmelder die Veroffentlichung verhindern Oder auf einen spateren Zeitpunkt verschieben, so muB gemaB Regel 90 ^ 
bzw. 90^3 vor AbschluB der technischen Vorbereitungen fur die internationale Veroffentlichung eine Erklarung uber die Zurucknah- 
me der internationalen Anmeldung Oder des Prioritatsanspruchs beim Internationalen Buro eingehen. 

Innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritatsdatum ist ein Antrag auf internationale vorlaufige Prufung[ einzureichen, wenn der 
Anmelder den Eintritt in die nationale Phase bis zu 30 Monaten seit dem Prioritatsdatum (in manchen Am tern sogar noch langer) 
verschieben mochte. 

Innerhalb von 20 Monaten seit dem Prioritatsdatum muB der Anmelder die fur den Eintritt in die nationale Phase vorgeschriebenen 
Handlungen vor alien Bestimmungs£mtern vornehmen, die nicht innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritatsdatum in der 
. Anmeldung Oder einer nachtraglichen Auswahterklarung ausgewahlt wurden Oder nicht ausgewahlt werden konnten da fur sie 
KapiteJ II des Vertrages nicht verbindlich ist. 



Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde 


Bevollmachtigter Bediensteter 


EuropSisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 




/CM NL-2280 HV Rijswijk 


Eva BohacovS 


WJt Tel - (+31-70) 340-2040 




' — ' Fax: (+31-70) 340-3016 




Formblatt PCT/ISA/220 (Juli 1998) 


(Siehe Anmerkungen auf Beiblatt) 



^pJMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA^^^ 



Diese Anmerkungen sollon grundlegende Hinweise zur Einreichung von Anderungen gemaft Artikel 1 9 geben . Diesen Anmerkungen 
liegen die Erfordernisse des Vertrags Ober die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentweaens (PCT), der Ausruhrungs- 
ordnung und der VerwaJtungsrichHinien zu diesem Vertrag zugrunde. Bei Abweichungen zwiachen diesen Anmerkungen und 
«^? enannt0n Texten s,nd ,etztore maBgebend. Nahere Einzelheiten sind dem PCT-Leitfaden fur Ahmelder. einer Verdffentlichung der 
WIPO, zu entnehmen. 

Die in diesen Anmerkungen verwendeten Beg riff e 'Artiker, "Reger und -Abschnrtf beziehen arch jeweiis auf die Bestimmungen dee 
PCT- Vertrags, der PCT-Ausfuhrungsordnung bzw. der PCT-Verwaltungsrichtlinien. 

hinweise zu Anderungen gemAss artikel 19 

Nach ErhaJt des intemationalen Recherchenberiohls hat der Anmelder die Mdglichkeit, einmal die AnsprOche der mtemationaJen 
Anmeldung zu andem. Ea tst jedoch zu betonen, daB, da aiie Teile der intemationalen Anmeldung (AnsprOche Beachreibung und 
ptchnunoen) wan rend des intemationalen vorlaufigen PrOfungsverfahrens geandert werden kdnnen, normaJerwerae keine Notwendigkeit 
besteht, Anderungen der AnsprOche nach Artikel 19 einzureichen, auBer wenn der Anmelder z.B. zum Zwecke einea vorfaufigen 
Schutzes die Verdffentlichung cfieser Anspruche wOnscht oder ein anderer Grund fOr eine Anderung der AnsprOche vor ihrer intemationa- 
len Verdffentlichung vortiegt. Weiterhin ist zu beachten, daB ein voriaufiger Schutz nur in etn.gen Staaten erhaltfich ist. 

Weiche Telle der intemationalen Anmeldung kdnnen geandert werden? 

Im Rahmen von Artikel 19 kdnnen nur die Anspruche geandert werden. 

In der intemationalen Phase kdnnen die Anspruche auch nach Artikel 34 vor der mil der intemationalen vorlaufigen PrOfung beauf- 
tragten Be horde geandert (oder nochmals geandert) werden. Die Beschreibung und die Zeichnungen kdnnen nur nach Artikel 34 
vor der m it der internal on aJ en vorlaufigen PrOfung beauftragten Behorde gefindert werden. 

Beim Eintritt in die nationale Phase kdnnen alle Teile der intemationalen Anmeldung nach Artikel 28 oder gegebenenfalls Artikel 
41 geandert werden. 

Ble wenn sind Anderungen einzureichen? 

Innerhalb von zwei M on at en ab der Ubermrttlung des intemationalen Recherchenbenchta oder innerhalb von sechzehn M on at en ab 
dem Pnontaisdatum, je nachdem, weiche Frist spater ablauft. Die Anderungen gotten jedoch als rechtzeitig eingereicht wenn sie 
dem IntematonaienBOro nach Ablaut der maSgebenden Frist, aber noch vor AbschluB der technischen VorbeVeitungen fOr die 
intemabonale Verdffentlichung (Regel 46.1) zugehen. ^ 

Wo elnd die Anderungen nicht einzurelchen? 

Die Anderungen kdnnen nur beim Intemationalen BOro, nicht aber beim AnmeWeamt oder der intemationalen Reoherchenbe horde 
emgereicht werden (Regel 46.2). w 

Falls ein Ant rag auf Internationale vorlaufige PrOfung eingereicht wurde/Wird, sie he unten. 

In weicher Form kdnnen Anderungen erfolgen? 

Eine Anderung kann erfolgen durch Streichung etnes oder mehrerer ganzer AnsprOche, durch HinzufOgung sines oder mehrerer 
neuer AnsprOche oder duroh Anderung des Wortlauts eines oder mehrerer AnsprOche in der eingereichten Fassung. 

FOr jedes Anspruohsblatt, das aich auf grund einer oder mehrerer Anderungen von dem ursprOnglich eingereichten Biatt 
unterscheidet, ist em Ersatz biatt einzureichen. 



Afle AnsprOche, do auf einem Ersatzblatt erscheinen, sind mit arabischen Ziffem zu numeheren. Wird ein Anspruch pestrichen 
braucnen, die anderen AnsprOche merit neu numeriert zu werden. Im Fall einer Neunumerierung sind die AnsprOche fortlaufend 
numeneren (Verwartungsriohtlinien, Abschnitt 205 b)). ^ lomauiena 

Die Anderungen elnd In der Sprache ebzufassen, In der dielntematlonale Anmeldung verdftentiicht wird. 



Weiche Untertagen sind den Anderungen bebrufOgen? 
Beglettachreiben (Abschnitt 205 b)): 

Die Anderungen sind mit einem Beglertschreiben einzureichen. 

Das Begleitschreiben wird nicht zusammen mit der intemationalen Anmeldung und den geanderten AnsprOchen verdffentlicht Es 
•st nicht zu verwechsem mit der •ErWarung nach Artikel 1 9(1 )• (siehe unten, -ErkJarung nach Artikel 1 9 (1 )•). 

^t^^^l^T l *t naC !\ WahI d ? s An m ® lder » ^ englischer oder franzdsischer Sprache abzirfassen. Bel engllachspra- 
chigen Intemationalen Anmeldungen ist das Begleitschreiben aber ebenfalls in englischer, bei franzoalachsprachlgen Inte^ 
nationaien Anmefdungen In franzdsischer Sprache abzutassen «n*precnigen inter* 



Anmerkungen zu Fonnblatt PCTrtSA/220 (Blatt 1) (Januar 1994) 

BNSDOCID: <X9SA220NODEP4J_> 



AN^pKUNGEN-ZU FORMBLATT PCT/ISA/220 (Fj^^e 



tzung) 



Im Begleitschreiben smd die Unterschiede zwiachen den AnsprOchen in der eingereichten Fassung und den geanderten AnsprOchen 
anzugeben. So tst insbesondere zu jedem Anspruch in der intemationalen Anmeldung anzugeben (gleichlautende Anaaben zu 
verschie<lenen AnsprOchen k6nnen zusammengefaBt werden), ob 

i) der Anspruch unverandert ist; 

ii) der Anspruch gestrichen warden ist; 

iii) der Anspruch neu ist; 

iv) der Anspruch einen oder mehrere Anspruche in der eingereichten Fassung ersetzt; 

v) der Anspruch auf die Teilung eines Anspruchs in der eingereichten Fassung zunjokzufOhren ist. 



Im folgenden sJnd Belsplele angegeben, wie Andorungen lm BegleUachreiben zu ertautern slnd: 

1: [Wenn anstelte von ursprOnglich 48 AnsprOchen nach der Anderung einiger AnsprOche 51 Anspruche existierenl 

Die^prOche 1 bis 29 31 , 32. 34, 35, 37 bis 48 werden durch geanderte Anspruche gleicher Numerierung ersetzt; AnsprOche 
30, 33 und 36 unverandert; neue Anspruche 49 bis 51 hinzugefugt." ^ 

2. [Wenn anstelle von ursprOnglich 1 5 AnsprOchen nach der Anderung alter Anspruche 1 1 AnsprOche existierenl • 
"Geanderte AnsprOche 1 bis 1 1 treten an die Stelle der AnsprOche 1 bis 15." 

3. [Went i ursprOnglich 1 4 AnsprOche existierten und die Anderung en darin bests hen, da 6 etnige AnsprOche gestrichen werden und 
neue AnsprOche hinzugefugt warden]: 

AnsprOche 1 bis 6 und 14 unverandert; AnsprOche 7 bis 13 gestrichen; neue AnsprOche 15, 16 und 1 7 hinzugefugt "Oder- An- 
sprOche 7 bis 13 gestnchen; neue Anspruche 15, 16 und 17 hinzugefflgt; alle Obhgen Anspruche unverandert.* 

4. [Wenn verechiedene Arten von Anderungen durchgefOhrt werden] 

•Anspruche M O unverandert; AnsprOche 1 1 bis 13, 18 und 19 gestrichen; AnsprOche 14, 15 und 16 durch geanderten An- 
spruch 14 ersetzt; Anspruch 17 in geanderte Anspruche 15, 16 und 17 unterteilt; neue AnsprOche 20 und 21 hinzugefugt." 

" ErWarung nach Artlkel 1 9(1 )• (Regal 46.4) 

Den ^Anderungen kann eine ErWarung beigefOgt werden, mil der die Anderungen ertautert und ihre Auswirkungen auf die 
Beschreibung und die Zetchnungen dargelegt werden (die nicht nach Artikel 1 9 (1) geandert werden konnen). 

Die ErWarung wird zusammen mrt der intemationalen Anmeldung und den geanderten AnsprOchen veroffentticht. 
Sle Ist In der Sprache abzufassen, in der die intemationalen Anmeldung veroffentllcht wird. 

Sie muB kurz gehaiten sein und darf , wenn in englischer Sprache ebgefaBt oder ins Engltsche Obersetzt, nicht mehr ais 500 
Woner umf assen 

Die ErWarung ist nicht zu verwechseln mit dem Beglertschreiben, das auf cfie Unterschiede zwischen den AnsprOchen m der 
eingereichten ^*"ng und^ den geano^rten Armpruchen hrnweist, und ersetzt letzteres nicht. Sie ist auf einem gesonderten Blatt 
emzureichen und in der Uberschnft ais solche zu kennzeichnen, vorzugsweise mit den Worten "ErWarung nach Artikel 19 

Sfri^^SiK^ ^TJ^ T Z^ Ze ^^^ n ^ n ^ r den ^n^na»en Rechercrmnbericht oder die Bedeutung von in dem 
Bene* angefOhrten Verfiffenthchungen enthalten. Sie darf auf im intemationalen r^herchenbericht angefOhrte Veroffertlichun- 
gen, cfe sich auf einen bestimmten Anspruch beziehen, nur im Zusammenhang mit einer Anderung doses Anspruchs Bezug 



Auswirkungen eines bererts gestellten Ant rags auf Internationale vorlauflge PrOfung 

J? f!^?* dOr J» n '? Oh A Un0 Anderun0en nach Artik «' 19 ***** ™ Antrag auf Internationale vortaufige PrOfung 
R^T! ^^^^T 01 * 1 ' S ••^^eresse gleichzeitig mit der Einreichung der Anderungen beim Intemationalen 
r^^r^2 a7, ers^er B S^) mtemationalen vorlaufigen PrOfung beauftragen Behdrde einreichen (siehe 

nat^ate Phase' 0 " * n * nm9aB h,ns,cnt,,cn der ^bersetzung derlnternationaJen Anmeldung beim Eintrttt In die 

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daB bei Eintritt in die nationale Phase moglicherweise an start oder zusatzfich zu der Ober- 
setzung der Anspruche m deremgereichten Fassung eine Obersetzung der nach Artikel 19 geanderten AnsprOche « cfie 
besbmmten/ausgewahlten Amter zu Obermrtteln ist. ^ 

zu^e^hme^ 10 " ^ ^ Erfordomisse iodes bea*immten/ausgewahHen Amts sind Band II des PCT-Lerrfadens fur Anmelder 



Anmerkungen zu Formblatt PCT/IS A/220 (Blatt 2) (Januar 1994) 



BNSDOCID: <XSISA220NODEP4_I_> 



VERTRAG OBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT 
AUF DEM GEBIET DES PATENT^j|ENS 

PCT 

INTERN ATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
P/Brt/I/5/02 


WEITERES siehe Mitteilung uber die Ubermittlung des internationalen 

Recherchenberichts (Form blatt PCT/IS A/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 


Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 


(Fruhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 


PCT/EP 03/08348 


29/07/2003 


30/07/2002 


Anmeider 






SCHWARZ PHARMA AG 







Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehorde erstellt und wird dem Anmeider gemafc 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Buro Qbermittelt. 

Dieser internationale Recherchenbericht umfaBt insgesamt _2 Blatter. 

[5T] Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unteriagen zum Stand der Technik beL 



1 . Grundlage des Benefits 

a. 



Hinsichtiich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeidung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist 



□ 



Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behbrde eingereichten Ubersetzung der intemationaJen 
Anmeidung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

Hinsichtiich der in der internationalen Anmeidung often barten Nucleotide und/oder Aminosauresequenz ist die internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 
| | in der internationalen Anmeidung in Schriflicher Form enthalten ist. 

zusammen mlt der internationalen Anmeidung in computertesbarer Form eingereicht worden ist. 

bei der Behorde nachtraglich in schriftiicher Form eingereicht worden ist. 

bei der Behorde nachtr&glich in computertesbarer Form eingereicht worden ist 

Die ErklaTung, daG das nachtrSglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeidung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

Die Erklarung, dafc die in computertesbarer Form erfafcten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 



2. 

3. 



fx] Bestimmte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 
| | Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II). 

Hinsichtiich der Bezeichnung der Erfindung 

fx] wird der vom Anmeider eingereichte Wortlaut genehmigt 
| | wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt: 



Hinsichtiich der Zusammenfassung 

I 1 wird der vom Anmeider eingereichte Wortlaut genehmigt. 

. wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld ill angegebenen Fassung von der Beh6rde festgesetzt. Der 

|X| Anmeider kann der BehSrde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 
Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr. 



| [ wie vom Anmeider vorgeschiagen jx] keine der Abb. 

| j weil der Anmeider selbst keine Abbildung vorgeschiagen hat. 
| | weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet 



Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 1) (Juli 1998) 



Internationales Aktenzeichen 

lNTER|^IONALER RECHERCHE NBERICHT 



'PCT/EP 03/08348 



Feld III WORTLAUT DER ZUSAMMENFASSUNG (Fortsetzung von Punkt 5 auf Blatt 1) 



Die vorliegende Patentanmeldung betrifft ein transdermales therapeutisches Syste 
m (TTS) enthaltend eine Rotigotin-haltige Klebeschicht , dadurch gekennzeichnet , 
dass die Klebeschicht einen heissschmelzf ahigen Haftkleber enthalt . Die Patentan 
meldung betrifft ferner die Verwendung von Rotigotin bei der Herstellung der Kle 
beschictit eines TTS im Heissschmelzverf ahren, sowie ein Verfahren zur Herstellung 
eines derartigen TTS selbst. 



Formblart PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 1 (2))(Juli 1998) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



A. KLASSIFIZIERUNG DES A 

IPK 7 A61K9/70 



UNGSGEGENSTANDES 

A61K31/381 



6-natlonales Aktenzeichen 
T/EP 03/08348 



Nach der Internationalen Patentklassifikalion (IPK) Oder nach der nationateri Klassffikation und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter Mindestprufstoff (Klasstfikationssystem und Klassiflkalionssymbole ) 

IPK 7 A61K 



Recherchierte aber nichl zum Mindestprufstoff gehdrende Verdttentlichungen, sowelt diese unter die recherchierten Gebiete fallen 



WShrend der internationalen Recherche konsultierle eiektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 

EPO-Internal , PAJ, WPI Data, BIOSIS, EMBASE 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie" Bezeichnung der Veroffentlichung. soweit ertorderiich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle 



Betr. Anspruch Nr. 



DE 198 14 083 A (LOHMANN THERAPIE SYST 
LTS) 14. Oktober 1999 (1999-10-14) 
Spalte 1, Zeile 25-36 

Beispiel 1 

Anspruche 8,13,14 

US 5 658 975 A (DURFEE LOREN DEAN ET AL) 
19. August 1997 (1997-08-19) 
Anspruche 1-3 

Spalte 2, Zeile 32 -Spalte 6, Zeile 3 
Spalte 6, Zeile 41 -Spalte 6, Zeile 59 
Spalte 7, Zeile 9 -Spalte 7, Zeile 45 



1-26 



1-26 



m 



Weitere VerSffentlichungen sind der Fortsetzung von Felo C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Patentfamilie 



Besondere Kategorien von angegebenen Verdffentltchungen 

'A* Veraflentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nichl als besonders bedeutsam a nz use hen ist 

E' Slteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum veroffentticht worden ist 

L° Veroffentlichung, die geetgnet ist, einen PriorttStsanspruch zweifeihaft er- 
scheinen zu lassen. oder durch die das VerSffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegi werden 
soil Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

O* Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen beziehl 

P" Veroffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentfichi worden ist 



T SpStere Veroffentlichung. die nach dem internationalen Anmeldedatum 
Oder dem Prioritatsdatum verdffentlicht worden ist und mil der 
Anmeldung nicht koliidiert, sondem nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der Ihr zugrunde liege nden 
Theorie angegeben ist 

•X' Veroffentlichung von besonderer Bedeulung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Verdffentlichung . nicht als neu oder auf 
erfi nde risen er Tdtigkeit beruhend betrachtet werden 

'V Veroffentlichung von besonderer Bedeulung; die beanspruchte Erfindung 
kann nichl als auf erfinderischer Tgtigkeit beruhend betrachtet 
werden. wenn die Veroffentlichung mft einer oder mehreren anderen 
Verdffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Facfimann naheliegend ist 

*&* Verdffentlichung, die Mitglied derselben PatentfamtDe ist 



Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 



26. Januar 2004 



Absendedatum des internationalen Recherch en benefits 



02/02/2004 



Name und Postanschrtft der Internationalen Recherchenbehdrde 
Europaisches Patentamt. P.B. 5818 Patenllaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70)340-3016 



Bevollmdchtigter Bediensteter 



Schifferer, H 



Formbbti PCT/iSA/210 (Bbtt 2) (Jufi 1992) 



Seite 1 von 2 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



C.(Fortsetzung) ALS WESEI 



'ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Inter 



Internationales Aktenzeichen 

T/EP 03/08348 



Kaiegorie' 



Bezeichnung der Veroflenllichung. soweit eriorderiich unler Angabe der in BelrachJ kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



EP 0 305 756 A (LOHMANN GMBH & CO KG) 
8. Marz 1989 (1989-03-08) 

Anspruche 1-8 

Abbildung 3 

Spalte 1, Zeile 25 - Zeile 46 
Spalte 2, Zeile 29 - Zeile 55 
Spalte 3, Zeile 1 - Zeile 26 
Spalte 4, Zeile 24 -Spalte 5, Zeile 11 
Spalte 5, Zeile 55 -Spalte 6, Zeile 54 
Spalte 7, Zeile 27 - Zeile 41 

US 5 246 997 A (SWEET RANDALL P) 
21. September 1993 (1993-09-21) 
Spalte 2, Zeile 51 -Spalte 3, Zeile 57 
Spalte 8, Zeile 13 - Zeile 37 

EP 0 524 775 A (DOW CORNING) 
27. Januar 1993 (1993-01-27) 

Anspruche 1-3 

Abbildung 1 
Seite 2, Zeile 10 - Zeile 22 
.Seite 2, Zeile 43 -Seite 3, Zeile 4 
Seite 3, Zeile 11 -Seite 4, Zeile 5 
Seite 5, Zeile 1 - Zeile 40 



1-26 



1-26 



1-26 



US 5 670 164 A (MECONI REINHOLD 
23. September 1997 (1997-09-23) 

Anspruche 1-14 

Bei spiel 1 
Spalte 1, Zeile 48 - Zeile 62 
Spalte 2, Zeile 1 - Zeile 40 
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Fortsetzung von Feld 1.2 
Anspruche Nr.: 1-18 (zum Teil) 



1. Die geltenden Patentanspruche 15-17 / 18 (zum Teil) beziehen sich auf 
ein Produkt, jewel Is charakterisiert durch eine erstrebenswerte Eigenheit 
oder Eigenschaft, namlich 

die Induktion einer mittleren Plasmakonzentation von 0.4-2 ng/ml 
Rotigotin uber einen Zeitraum von mindestens 5 Tagen (siehe Anspruch 15, 
16), 

den Transport von Rotigotin durch die Haut uber einen Zeitraum von 
mindestens 5 Tagen in einer steady-state Fluxrate von 200-300 Mikrogramm 
pro Stunde durch die Haut. 

Die Patentanspruche umfassen daher alle Produkte etc., die diese 
Eigenheit oder Eigenschaft auf wei sen, wohingegen die Patent anmel dung 
Stutze durch die Beschreibung im Sinne von Art. 5 PCT nur fur eine 
begrenzte Zahl solcher Produkte etc. liefert. Im vorliegenden Fall fehlen 
den Patentanspruchen die entsprechende Stutze bzw. der Patentanmeldung 
die notige Offenbarung in einem solchen MaBe, daB eine sinnvolle 
Recherche uber den gesamten ers trebten Schutzbereich unmoglich 
erscheint. Desungeachtet fehlt den Patentanspruchen auch die in Art. 6 
PCT geforderte Klarheit, nachdem in ihnen versucht wird, das Produkt uber 
das jeweils erstrebte Ergebnis zu definieren. Auch dieser Mangel an 
Klarheit ist dergestalt, daB er eine sinnvolle Recherche uber den 
gesamten erstrebten Schutzbereich unmoglich macht. Daher wurde die 
Recherche auf die Teile der Patentanspruche gerichtet, welche im o.a. 
Sinne als klar, gestutzt oder offenbart erscheinen, namlich die 
Komponenten der Zusammensetzung, wie sie in den Anspruchen 1-14 sowie auf 
den Seiten 9 (Zeilen 16-50), 12 (Zeilen 11-35), 16 (Zeilen 24-32) 
dargelegt sind. 

2. Die geltenden Patentanspruche 1 / 2-18 (zum Teil) beziehen sich auf 
eine Komponente, einen Haftkleber, jeweils charakterisiert durch eine 
erstrebenswerte Eigenheit oder Eigenschaft, namlich 

heissschmelzfahig zu sein. 

Die Patentanspruche umfassen daher alle Produkte etc., die diese 
Eigenheit oder Eigenschaft aufweisen, wohingegen die Patentanmeldung 
Stutze durch die Beschreibung im Sinne von Art. 5 PCT nur fur eine 
begrenzte Zahl solcher Produkte etc. liefert. Im vorliegenden Fall fehlen 
den Patentanspruchen die entsprechende Stutze bzw. der Patentanmeldung 
die notige Offenbarung in einem solchen MaBe, daB eine sinnvolle 
Recherche uber den gesamten erstrebten Schutzbereich unmoglich 
erscheint. Desungeachtet fehlt den Patentanspruchen auch die in Art. 6 
PCT geforderte Klarheit, nachdem in ihnen versucht wird, die Komponente 
uber das jeweils erstrebte Ergebnis zu definieren. Auch dieser Mangel an 
Klarheit ist dergestalt, daB er eine sinnvolle Recherche uber den 
gesamten erstrebten Schutzbereich unmoglich macht. Daher wurde die 
Recherche auf die Teile der Patentanspruche gerichtet, welche im o.a. 
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Sinne als klar, gestutzt Oder offenbart erscheinen, namlich Haftkleber, 
wie sie auf Seite 12 (Zeilen 11-35) der Beschreibung, Anspruche 4 und 14 
beschrieben sind 

sowie die Begriffe "hotmelt", "hot melt", "hot-melt", "hotmel ting" , "hot 
melting" , "hot-melting" , "thermofusible" , "hei ssschmelzend" , 
"Hei ssschmelz" , "hei ssschmelzf ahig" . 

3. Die geltenden Patentanspruche 25 und 26 beziehen sich auf eine 
Verbindung, jeweils charakterisiert durch eine erstrebenswerte Eigenheit 
Oder Eigenschaft, namlich 

ein Prodrug von Rotigotin zu sein. 

Die Patentanspruche umfassen daher alle Verbindungen, die diese Eigenheit 
Oder Eigenschaft aufweisen, wohingegen die Patentanmeldung Stutze durch 
die Beschreibung im Sinne von Art. 5 PCT nur fur eine begrenzte Zahl 
sol cher Verbindungen liefert. Im vorliegenden Fall fehlen den 
Patentanspruchen die entsprechende Stutze bzw. der Patentanmeldung die 
notige Offenbarung in einem solchen MaBe, daB eine sinnvolle Recherche 
liber den gesamten erstrebten Schutzbereich unmoglich erscheint. 
Desungeachtet fehlt den Patentanspruchen auch die in Art. 6 PCT 
geforderte Klarheit, nachdem in ihnen versucht wird, die Verbindung uber 
das jeweils erstrebte Ergebnis zu definieren. Auch di eser Mangel an 
Klarheit ist dergestalt, daB er eine sinnvolle Recherche uber den 
gesamten erstrebten Schutzbereich unmoglich macht. Daher wurde die 
Recherche auf die Teile der Patentanspruche gerichtet, welche im o.a. 
Sinne als klar, gestutzt oder offenbart erscheinen, namlich 

auf Rotigotin selbst, Rotigotin - Ester, Rotigotin-Carbamat (siehe 
Anspruch 26, Seite 7 Zeile 31-35, Seite 13, Zeilen 4-5 der vorliegenden 
Beschreibung) sowie den INN 

( (- )-5 , 6 , 7 , 8-Tetr ahydro-6- ' propyl ' 2-( 2-thi enyl )ethyl ) ami no ! -1-naphthol ) 
(siehe Anspruch 1). 

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daB Patentanspruche, oder Teile von 
Patentanspruchen, auf Erfindungen, fur die kein internationaler 
Recherchenbericht erstellt wurde, normal erweise nicht Gegenstand einer 
international en vorlaufigen Prufung sein konnen (Regel 66.1(e) PCT). In 
seiner Eigenschaft als mit der international en vorlaufigen Prufung 
beauftragte Behorde wird das EPA also in der Regel keine vorlaufige 
Prufung fur Gegenstande durchfuhren, zu denen keine Recherche vorliegt. 
Dies gilt auch fur den Fall, daB die Patentanspruche nach Erhalt des 
international en Recherchenberichtes geandert wurden (Art. 19 PCT), oder 
fur den Fall, daB der Anmelder im Zuge des Verfahrens gemaB Kapitel II 
PCT neue Patentanspruche vorlegt. 
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Feld I Bemerkungen zu den Anspruchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 aul Blatt 

GemaB Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden GrCinden fur bestimmte Anspruche kein Recherchenbericht erstellt: 
1 . | [ Anspruche Nr. 

weil sie sich auf Gegenst&nde beziehen, zu deren Recherche die Behorde nicht verpflichtet ist, namlich 



2. |T] Anspruche Nr. 1~18 (ZUm Tei 1 ) 

weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, 
daB eine sinnvolle Internationale Recherche nicht durchgefiihrt werden kann, namlich 

siehe Zusatzblatt WEITERE ANGABEN PCT/ISA/210 



3. | | Anspruche Nr. 

weil es sich dabej um abhSngige Anspruche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaBt sind. 

Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkelt der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1) 
Die Internationale RecherchenbehSrde hat festgestellt, daB diese Internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthalt 



1 . I I Da der Anmeider alle erforderlichen zusfitzJichen Recherche ngebuhren rechtzeltig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 
1 — ' internationaie Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Anspruche. 



□ Da fur alle recherchierbaren Anspruche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgefuhrt werden konnte, der eine 
zusatzliche Recherchengebuhr gerechtfertigt hdtte, hat die Beh6rde nicht zur Zahlung einer solchen Gebuhr aufgefordert 



3. Da der Anmeider nur einige der erforderlichen zusatzlichen Recherchengebuhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 
1 — ' internationaie Recherchenbericht nur auf die Anspruche, fur die GebOhren entrichtet worden sind, namlich auf die 
Anspruche Nr. 



4. | ( Der Anmeider hat die erforderlichen zusatzlichen Recherchengebuhren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationaJe Recher- 
chenbericht beschrankt sich daher auf die in den Anspruchen zuerst erw&hnte Erfindung; diese ist in folgenden Anspruchen er- 
faBt: 



Bemerkungen hinsichUich eines Widerspruchs [ | Die zusatzlichen Gebuhren wurden vom Anmeider unter Widerspruch gezahlt 

| | Die Zahlung zusatzlicher Recherchengebuhren erfolgte ohne Widerspruch. 
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